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В последнее время увеличивается 
количество судебных споров в области ав-
торского и патентного права. Как правило, 
данные споры касаются незаконного ис-
пользования объектов авторского и патент-
ного права.
Несмотря на наличие достаточно 
большого и развитого рынка объектов ин-
теллектуальной собственности (ОИС) и 
длительный период его существования в 
РФ, нормативная база и понятийный аппа-
рат в настоящее время противоречив, недо-
статочно устоялся.
Возможно, это вызвано переходом 
с одной нормативной базы на другую (от 
Патентного закона к 4-й части ГК РФ), воз-
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можно, участием в правоотношениях не-
скольких групп специалистов, обладающих 
разным понятийным аппаратом.
Среди таких групп можно выделить 
три основные:
– патентные поверенные (патентове-
ды); 
– юристы, в том числе судьи, рассма-
тривающие споры по данной категории дел; 
– судебные эксперты, производящие 
судебные экспертизы по данным спорам.
Понятийный аппарат важен не только 
для специалистов в области интеллектуаль-
ной собственности, но и для юристов и экс-
пертов, так как в процессе рассмотрения 
данных споров возникает большое число 
коллизий, в значительной части вызванных 
коммуникативными (терминологическими) 
ошибками и неоднозначностями.
Данная проблема многогранна и прак-
тически неохватна в рамках одной статьи, 
поэтому, с учетом специфики направления 
деятельности СЭУ, она будет рассмотрена 
только в части терминологии и сущности 
производимых в рамках судебного процес-
са экспертиз.
При этом необходимо учитывать, что 
существует несколько разных исследова-
ний, в просторечии именуемых «патентны-
ми экспертизами»: 
1. Патентные исследования, про-
изводимые патентными поверенными при 
установлении охраноспособности и патен-
тоспособности предполагаемого ОИС. По-
рядок проведения данных исследований 
установлен ГОСТ 15.011-96 СРПП. Патент-
ные исследования. Содержание и порядок 
проведения. 
2. Государственная патентная экс-
пертиза (экспертиза заявки), произво-
димая Патентным ведомством в соответ-
ствии со ст. 1384, ст. 1386 ГК РФ в рамках 
выполнения государственной функции. 
Порядок проведения данной экспертизы 
установлен Административным регламен-
том исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам государственной функ-
ции по организации приема заявок на изо-
бретение и их рассмотрения, экспертизы и 
выдачи в установленном порядке патентов 
Российской Федерации на изобретение (ут-
вержден Приказом Минобрнауки России от 
29 октября 2008 года № 327). 
3. Судебная экспертиза при оспа-
ривании ненормативных актов (решений 
ФИПС и ППС), в рамках которой проверяет-
ся обоснованность и правильность прове-
дения патентных исследований Роспатен-
том (судебная патентная экспертиза).
4. Судебная экспертиза при рассмо-
трении споров о товарных знаках (знаках 
обслуживания), местах наименования това-
ров, доменных именах и т.д., в рамках кото-
рой рассматривается вопрос о тождествен-
ности и сходстве до степени смешения дан-
ных объектов (экспертиза по установле-
нию сходства до степени смешения).
5. Судебная экспертиза, в рамках ко-
торой определяются ценовые параметры 
объектов интеллектуальной собственности 
(рыночная стоимость, ставка роялти, автор-
ское вознаграждение и т.д.) (экспертиза 
стоимости ОИС).
6. Судебная экспертиза при рассмо-
трении споров о патентных правах, в рамках 
которой рассматривается наличие/отсут-
ствие в товаре (способе) признаков (харак-
теристик), перечисленных в формуле патен-
та на изобретение и полезную модель либо 
списке существенных признаков и изобра-
жении по свидетельству на промышленный 
образец (товароведческая экспертиза).
Первые два исследования не относят-
ся к судебным экспертизам и не рассматри-
ваются в данной статье.
Третье исследование сводится к про-
ведению повторного патентного исследо-
вания, четвертое осуществляется посред-
ством социологических опросов (методика 
ВЦИОМ и т.д.).
Пятое исследование производится 
путем расчета стоимости объектов интел-
лектуальной собственности специализиро-
ванными оценочными методами.
В данной статье рассматривается 
только шестое исследование.
Задачей данной статьи является вы-
яснение рода (вида) проводимой при таких 
спорах экспертизы, ее предмета и решае-
мой задачи, пределов компетенции экспер-
тов и отрасли знания, используемой в дан-
ном исследовании.
Вид (род) экспертизы 
При установлении вида (рода) экс-
пертизы необходимо руководствоваться 
классификацией видов (родов) экспертиз, 
приведенной в Приказе Минюста РФ от 
14.05.2003 № 114 «Об утверждении Переч-
ня родов (видов) экспертиз, выполняемых 
в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, и Перечня экспертных 
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специальностей, по которым предоставля-
ется право самостоятельного производства 
судебных экспертиз в государственных су-
дебно-экспертных учреждениях Министер-
ства юстиции Российской Федерации».
Анализ данного документа позволяет 
установить, что все указанные в нем роды 
(виды) экспертных исследований являются 
объектно-ориентированными т.е. класси-
фицируются по объекту исследования. 
В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ: 
Изобретение или полезная модель 
признаются использованными в продукте 
или способе, если продукт содержит, а в 
способе использован каждый признак изо-
бретения или полезной модели, приведен-
ный в независимом пункте содержащейся 
в патенте формулы изобретения или по-
лезной модели, либо признак, эквивалент-
ный ему и ставший известным в качестве 
такового в данной области техники до со-
вершения в отношении соответствующего 
продукта или способа действий, предусмо-
тренных пунктом 2 настоящей статьи.
Промышленный образец признает-
ся использованным в изделии, если такое 
изделие содержит все существенные при-
знаки промышленного образца, нашедшие 
отражение на изображениях изделия и при-
веденные в перечне существенных призна-
ков промышленного образца (пункт 2 ста-
тьи 1377). 
Следовательно, при проведении экс-
пертизы по данного вида спорам необходи-
мо установить:
– наличие в объекте исследования 
каждого признака изобретения или полез-
ной модели, приведенного в независимом 
пункте содержащейся в патенте формулы 
изобретения или полезной модели, либо 
признака, эквивалентного ему; 
– наличие в объекте исследования 
всех существенных признаков промышлен-
ного образца, нашедших отражение на изо-
бражениях изделия и приведенных в переч-
не существенных признаков промышленно-
го образца.
На основании вышеизложенного в 
случае проведения исследования для уста-
новления наличия (отсутствия) в товаре за-
ранее установленного перечня признаков 
объектом исследования в такого рода экс-
пертизах выступает товар (продукт) либо 
способ его получения.
При этом в качестве источника переч-
ня характеристик (признаков) выступают:
– для изобретений, полезных моде-
лей – формула изобретения или полезной 
модели, содержащаяся в Патенте; 
– для промышленного образца – изо-
бражения изделия и перечень существен-
ных признаков, приведенные в свидетель-
стве. 
Таким образом, объектом исследова-
ния является товар, а исследование являет-
ся частным случаем товароведческой экс-
пертизы (исследование товара).
Задача экспертизы 
Решаемая задача – классификацион-
ная, направленная на установление соот-
ветствия объекта определенным, заранее 
заданным характеристикам.
Из приведенного выше явно следует, 
что в случае, когда объектом исследования 
выступает товар, исследование сводится к 
классическому товароведческому исследо-
ванию для решения классификационной за-
дачи – установления наличия (отсутствия) 
в исследуемом товаре заранее заданного 
перечня характеристик.
Исследование в данном случае всег-
да производится «от перечня к товару», т.е. 
устанавливается наличие каждого конкрет-
ного признака (характеристики) в товаре, 
наличие иных, не предусмотренных переч-
нем признаков (характеристик) не опре-
деляется (п. 11 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 
«Обзор практики рассмотрения арбитраж-
ными судами дел, связанных с применени-
ем законодательства об интеллектуальной 
собственности»).
Само исследование производится в 
несколько этапов:
– установление перечня признаков 
(характеристик), подлежащих выявлению; 
– выявление наличия (отсутствия) за-
ранее определенных признаков (характери-
стик). 
Наименование экспертизы 
Анализ судебной практики позволяет 
сделать вывод, что однообразие не достиг-
нуто даже в наименовании экспертизы. 
В практике встречаются следующие 
наименования судебных экспертиз по раз-
решению вышеуказанного вопроса: 
Патентно-техническая (Постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 № 
11025/11, Постановление Президиума ВАС 
РФ от 12.02.2008 № 8905/07, Постанов-
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ление Президиума ВАС РФ от 02.03.2004 
№ 14689/03, Определение ВАС РФ от 
31.08.2009 № 10402/09, Постановление 
ФАС ЗСО от 11.07.2006 № Ф04-4279/2006, 
Постановление ФАС МО от 21.01.2013 № 
Ф05-14704/12, Постановление ФАС УрО от 
12.10.2012 № Ф09-9325/12, Постановление 
ФАС СКО от 03.09.2012 № Ф08-4810/12, 
Постановление ФАС ВВО от 16.05.2012 № 
Ф01-1770/12, Постановление ФАС ДВО от 
11.05.2012 № Ф03-1268/12, Постановление 
ФАС ПО от 15.03.2012 № Ф06-1280/12, По-
становление ФАС УрО от 28.02.2012 № Ф09-
166/12, Постановление ФАС ВСО от 12 де-
кабря 2011 № Ф02-5598/11, Постановление 
ФАС ЗСО от 02.02.2011 № А70-2582/2007, 
Постановление ФАС СЗО от 10.03.2009 № 
А05-10946/2007, Определение СК по граж-
данским делам Мосгорсуда от 20.01.2011 
по делу № 33-375). 
Технико-патентная (Постановление 
ФАС ПО от 27.12.2011 № Ф06-11305/11, 
Постановление ФАС ПО от 19.07.2011 № 
Ф06-5457/11, Постановление 13 ААС от 
14.02. 2012 № 13АП-22798/11, Постановле-
ние 12 ААС от 13.10.2011 № 12АП-7744/11, 
Постановление 12 ААС от 07.04. 2011 № 
12АП-1424/11). 
Патентная (Определение ВАС РФ 
от 29.08.2007 № 13436/06, Определение 
ВАС РФ от 8.07.2007 № 13436/06, Поста-
новление ФАС УрО от 27.04.2007 № Ф09-
7717/06-С6, Постановление ФАС МО от 
10.09.2012 № Ф05-9280/12, Постановление 
ФАС УрО от 07.08.2012 № Ф09-5380/12, 
Постановление ФАС ПО от 10.10.2011 № 
Ф06-8218/11, Постановление ФАС ЗСО от 
21.09.2011 № Ф04-1769/11, Постановление 
ФАС СЗО от 16.02.2011 № Ф07-14265/2010, 
Постановление ФАС СКО от 27.10.2009 № 
А53-2268/2009, Обзор кассационной прак-
тики ВС Республики Коми по гражданским 
делам за ноябрь 2009 г.). 
Товароведческая (Постановление 
ФАС СЗО от 26.01.2012 № Ф07-1481/11, 
Постановление ФАС ВВО от 22.08.2011 № 
Ф01-3261/11). 
Патентно-товароведческая (Опре-
деление ВАС РФ от 28.11.2011 № ВАС-
14721/11). 
В связи с такой неоднозначностью 
имеет смысл проанализировать, что обо-
значают вышеприведенные термины.
Экспертиза заявки (государствен-
ная патентная экспертиза) – экспертиза, 
производимая Патентным ведомством в со-
ответствии со ст. 1384, ст. 1386 ГК РФ (госу-
дарственная функция).
Согласно ст. 1386 ГК РФ: 
2. Экспертиза заявки на изобретение 
по существу включает:
информационный поиск в отношении 
заявленного изобретения для определения 
уровня техники, по сравнению с которым 
будет осуществляться оценка новизны и 
изобретательского уровня изобретения;
проверку соответствия заявленного 
изобретения условиям патентоспособно-
сти, предусмотренным статьей 1350 насто-
ящего Кодекса.
Согласно ст. 1350 ГК РФ: 
Изобретению предоставляется пра-
вовая охрана, если оно является новым, 
имеет изобретательский уровень и про-
мышленно применимо.
2. Изобретение является новым, если 
оно не известно из уровня техники.
Изобретение имеет изобретатель-
ский уровень, если для специалиста оно яв-
ным образом не следует из уровня техники.
Уровень техники включает любые све-
дения, ставшие общедоступными в мире до 
даты приоритета изобретения.
4. Изобретение является промышлен-
но применимым, если оно может быть ис-
пользовано в промышленности, сельском 
хозяйстве, здравоохранении, других отрас-
лях экономики или в социальной сфере.
Из приведенного следует, что в дан-
ном случае исследование сводится к уста-
новлению новизны, изобретательского 
уровня и промышленной применимости, т.е. 
соответствия заявки требованиям закона.
Патентные исследования произ-
водятся патентными поверенными при 
установлении охраноспособности и патен-
тоспособности предполагаемого ОИС. По-
рядок проведения данных исследований 
установлен ГОСТ 15.011-96 СРПП. Патент-
ные исследования. Содержание и порядок 
проведения. Согласно данному стандарту: 
3.1.1. Патентные исследования – ис-
следования технического уровня и тен-
денций развития объектов хозяйственной 
деятельности, их патентоспособности, па-
тентной чистоты, конкурентоспособности 
(эффективности использования по назна-
чению) на основе патентной и другой ин-
формации. 
4.1. По своему характеру и содержа-
нию патентные исследования относятся к 
прикладным научно-исследовательским 
работам и являются неотъемлемой со-
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ставной частью обоснования принимаемых 
хозяйствующими субъектами решений на-
роднохозяйственных задач, связанных с 
созданием, производством, реализацией, 
совершенствованием, использованием, 
ремонтом и снятием с производства объек-
тов хозяйственной деятельности.
Патентные исследования могут про-
водиться как в виде самостоятельной на-
учно-исследовательской работы, так и в со-
ставе работ хозяйствующего субъекта.
Из приведенного следует, что патент-
ное исследование сводится к установлению 
технического уровня, патентоспособности, 
патентной чистоты, конкурентоспособно-
сти (эффективности использования по на-
значению) объекта, предполагаемого к ре-
гистрации в качестве ОИС.
Таким образом, можно сделать вы-
вод, что наименование судебной экспер-
тизы «патентная экспертиза» допустимо в 
случае, когда объектом исследования яв-
ляется патент – судебная экспертиза при 
оспаривании ненормативных актов (реше-
ний ФИПС и ППС), в рамках которой про-
веряется обоснованность и правильность 
проведения патентных исследований Ро-
спатентом.
Наименования «патентно-техниче-
ская», «технико-патентная», «патентно-то-
вароведческая» некорректны в отношении 
описываемой экспертизы, так как не отра-
жают классификационный признак – объ-
ект исследования. Их использование может 
ввести в заблуждение в отношении прово-
димых исследований, так как патентных ис-
следований в рамках данной экспертизы не 
проводится. 
Наиболее корректно наименование 
«товароведческая» экспертиза, так как оно 
соответствует сложившейся терминологии 
в области судебно-экспертной деятельно-
сти. 
Пределы компетенции эксперта
Итак, используемые при проведении 
исследования специальные знания соот-
ветствуют товароведческому образованию: 
товароведение – научная дисциплина, 
изучающая потребительские свойства то-
варов; их классификацию и кодирование; 
стандартизацию; факторы, обусловлива-
ющие качество товаров, контроль и оценку 
его; закономерности формирования ассор-
тимента товаров и его структуру; условия 
сохранения качества товаров при их транс-
портировке, в потреблении и эксплуатации 
(БСЭ). 
Далее следует рассмотреть понятия 
«патентный поверенный» и «патентовед», 
чтобы уточнить пределы компетенции соот-
ветствующих субъектов. 
Понятие патентный поверенный 
определено ст. 1247 ГК РФ и Федеральным 
законом от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патент-
ных поверенных». 
Согласно вышеуказанным нормам 
патентный поверенный это аттестованное 
Роспатентом лицо, которое осуществляет 
ведение дел с федеральным органом ис-
полнительной власти по интеллектуальной 
собственности по поручению заявителей, 
правообладателей и иных заинтересован-
ных граждан и юридических лиц.
В соответствии со ст. 4 указанного за-
кона патентный поверенный имеет право:
1) давать консультации по вопросам 
правовой охраны результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивиду-
ализации, защиты интеллектуальных прав, 
приобретения исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, распоряже-
ния такими правами;
2) проводить патентные исследова-
ния и анализ обстоятельств, обусловливаю-
щих выбор объекта правовой охраны;
3) осуществлять оформление и пода-
чу от имени доверителя, заказчика, работо-
дателя заявок и иных документов, необхо-
димых в соответствии с законодательством 
РФ и международными договорами РФ для 
получения правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, в том числе созданных 
при осуществлении международного науч-
но-технического сотрудничества.
4) взаимодействовать от имени до-
верителя, заказчика, работодателя с феде-
ральным органом исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности и об-
разуемой при нем палатой по патентным 
спорам, в том числе вести переписку, под-
готавливать и направлять возражения на 
решения по экспертизе, заявления и другие 
документы, принимать участие в эксперт-
ных и иных совещаниях и заседаниях;
5) проводить правовую экспертизу 
проектов гражданско-правовых догово-
ров, на основании которых осуществляет-
ся приобретение исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельно-
сти и средства индивидуализации и рас-
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поряжение такими правами, а также давать 
консультации по вопросам, связанным с за-
ключением и исполнением таких договоров;
6) участвовать в качестве эксперта 
или представителя от имени доверителя, 
заказчика, работодателя в суде по делам, 
связанным с правовой охраной результатов 
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, защитой интеллекту-
альных прав, приобретением исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализа-
ции, а также с распоряжением этими пра-
вами;
7) осуществлять иную не запрещен-
ную законодательством РФ деятельность 
патентного поверенного в интересах дове-
рителя, заказчика, работодателя. 
Из этого следует, что патентный по-
веренный – это представитель автора и/
или патентообладателя при совершении 
действий, связанных с патентными иссле-
дованиями, регистрацией и приобретением 
интеллектуальной собственности, а также 
спорами в отношении нее. Данный вывод 
подтверждается и использованием терми-
на «поверенный» – представитель, дове-
ренное лицо.
Сказанное подтверждает также и Пе-
речень нормативных правовых актов и иных 
документов, знание которых необходимо 
при сдаче квалификационного экзамена для 
аттестации кандидатов в патентные пове-
ренные и патентных поверенных, желающих 
расширить область своей деятельности по 
законодательно установленным специали-
зациям (рекомендован Квалификационной 
комиссией Роспатента 02.04.2010). Данный 
Перечень не содержит указаний на какие-
либо специальные научные знания (вла-
дение методиками и т.д.), только на общие 
правовые нормы и ведомственные доку-
менты Роспатента в отношении процедуры 
производимой им регистрации интеллекту-
альной собственности. 
Патентовед – это специалист в обла-
сти интеллектуальной собственности. Па-
тентоведение изучается в рамках повыше-
ния квалификации в системе высшего об-
разования (Письмо Минобразования РФ от 
26 февраля 2002 № 14-55-130ин/15 «О до-
полнительных квалификациях», Приказ Ми-
нобразования РФ от 18.06.1999 № 1695 «О 
введении в действие Государственных тре-
бований к минимуму содержания и уровню 
профессиональной подготовки выпускника 
вуза для получения дополнительной квали-
фикации “Патентовед (специалист в обла-
сти интеллектуальной собственности)”»). 
Согласно Государственным требова-
ниям (п. 1.6.): 
Целью данной программы являет-
ся подготовка будущего выпускника вуза к 
следующим видам деятельности:
– патентно-информационное обеспе-
чение исследований и разработок;
– проведение патентных исследова-
ний;
– оформление заявок на выдачу ох-
ранного документа на изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки, знаки обслуживания, ука-
зания и наименования мест происхождения 
товаров;
– оценка стоимости объектов интел-
лектуальной собственности;
– осуществление международных и 
внутренних лицензионных операций;
– разработка инвестиционных про-
ектов и бизнес-планов с использованием 
объектов интеллектуальной собственности 
(далее - ОИС);
– защита государственных интересов 
в области интеллектуальной собственности 
(таможенная служба, арбитражный суд и 
т.п.);
– оценка и обеспечение конкуренто-
способности продукции и услуг;
– определение и обеспечение усло-
вий беспрепятственной коммерческой реа-
лизации промышленной продукции и пере-
дачи прав на ОИС;
– оценка патентоспособности научно-
технических достижений;
– экспертиза объектов техники на па-
тентную чистоту;
– защита интересов юридических и 
физических лиц от нарушения их прав на 
ОИС в форме пресечения незаконных дей-
ствий;
– менеджмент в области интеллекту-
альной собственности;
– осуществление процедуры зару-
бежного патентования;
– рекламирование ОИС;
– ведение переговоров с отечествен-
ными и зарубежными фирмами по вопросу 
передачи прав на ОИС и другие результаты 
творческой деятельности и заключение ли-
цензионных и авторских договоров;
– создание и управление творческим 
коллективом;
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– разрешение производственных кон-
фликтов.
Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) 
(принят Постановлением Госстандарта РФ 
от 26.12.1994 № 367) не содержит термина 
«патентовед». 
Общероссийский классификатор за-
нятий ОК 010-93 (ОКЗ) (утвержден Поста-
новлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 
№ 298) не содержит термина «патентовед». 
Таким образом, можно сделать вы-
вод, что данного рода исследование компе-
тентен производить специалист, имеющий 
базовое образование в области объекта 
исследования (в рассматриваемом случае 
– товаровед). 
Выводы 
1. Судебная экспертиза при рас-
смотрении споров о патентных правах, в 
рамках которой устанавливается наличие 
(отсутствие) в товаре (способе) признаков 
(характеристик), перечисленных в формуле 
патента на изобретение и полезную модель 
либо списке существенных признаков и 
изображении по свидетельству на промыш-
ленный образец, относится к товаровед-
ческим экспертизам.
2. В рамках исследования решается 
классификационная задача – установле-
ние соответствия объекта определенным, 
заранее заданным характеристикам. Объ-
ектом исследования выступает товар (спо-
соб).
В качестве источника перечня харак-
теристик (признаков) выступают:
– для изобретений, полезных моде-
лей – независимый пункт (пункты) формулы 
изобретения или полезной модели, содер-
жащейся в патенте.
– для промышленного образца – изо-
бражения изделия и перечень существен-
ных признаков, приведенные в свидетель-
стве.
Исследование в данном случае всег-
да производится «от перечня к товару», т.е. 
устанавливается наличие каждого конкрет-
ного признака (характеристики) в товаре, 
наличие иных, не предусмотренных переч-
нем признаков (характеристик) не опреде-
ляется. 
3. Данного рода исследование компе-
тентен производить специалист, имеющий 
базовое образование в области объекта ис-
следования (в рассматриваемом случае – 
товаровед). 
4. Применение термина «патентная 
экспертиза» допустимо в случае, когда объ-
ектом исследования является патент – су-
дебная экспертиза при оспаривании ненор-
мативных актов (решений ФИПС и ППС), в 
рамках которой проверяется обоснован-
ность и правильность проведения патент-
ных исследований Роспатентом.
Применение терминов «патентно-
техническая», «технико-патентная», «па-
тентно-товароведческая» некорректно, так 
как они не отражают объект исследования. 
Патентных исследований в рамках данной 
экспертизы не проводится. Корректным 
следует считать наименование «товаро-
ведческая» экспертиза, поскольку оно со-
ответствует сложившейся терминологии в 
области судебно-экспертной деятельно-
сти.
